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August 9, 2006

VIA U.S. Mail "

Commuissioner for Trademarks
2900 Crystal Drive 08-16-2006
Arlington, Virginia 22202-3514 U.6. Patent & TMOfc/TM Mall Ropt D1, #

Re:  Corporacion Habanos, S.A. v. Anncas, Inc., Opposition No. 91165519
(HAVANA CLUB)

Dear Commissioner:
Enclosed please find an executed copy of the Declaration of Manuel Garcia Morejon in

suppbrt of Opposer Corporacion Habanos, S.A.’s Motion for Summary Judgment, filed on
August 4, 2006. On that date, an unexecuted copy of this Declaration had been filed.
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David B. Goldstein

Thank you for your attention to this matter.

cc: Henry Rodriguez, Esq. (via U.S. Mail, w/enc.)
Enc.



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

COURPORAUTON HABANOS, SA
Opposer.
Opposition No. 91165519
- agiinst -

VNNOAR, ING,

Applicant,

DECLARACION DE MANUEL GARCIA MOREJOMN

Yo, Manuel Garcia Morejon, declaro lo siguiente:

I Tengo mas de 18 aflos de edad, de mente sana y capaz de dar ¢l presente
testimonio.
2 Tengo mi domicilio ¢n Calle D, No. 508, entre 21 y 23, Vedado. Plarza de la

Revolucion, Ciudad de La Habana, Cuba.

R} Recibi mi diploma de Licenciado en Economia y Comercio Exterior en 1982
cuando cumpli mis estudios universitarios en Berlin, Alemania,

4. Entiendo y hablo con fluidez el espafiol asi como alemin. Pueda leer documentos
en inglés. Hablo y entiendo inglés pero no me considero capaz de hablar ingles con fluidez.

5. El 15 de mayo de 2006, firmé ¢l documento tittlado Opposer’s Objections and
Responses to Applicant’s First Set of Interrogatories to Corporacion Habanos, S.A., que estid
adjunto al presente como Anexo .

6. Desde 1996 he sido Vicepresidente Comercial de ('nrpuruci(m Habanos, S.A. (en
adelante “Habanos S A7), asi como miembro del “Comité de Dirceaion™ de Habanos S.A L que

esti compuesto de Jos ¢jecutivos de Habanos S.AL y ¢s el drgano que determing las politicas dia a



dia de la compadia.  También soy miembro del Consejo de Administracion (the Buard of
Directors) de Habanos S.A., que estd compuesto por 1os representantes de los accionistas v
decide las politicas estratégicas de alto nivel de la compaiia.

En mi capacidad como Vicepresidente Comercial, controlo el desarrollo v
implementacion de las estrategias y politicas relacionados con la promocion. la publicidad v los
precios de los puros cubanos.  Bajo esta capacidad, he dirigido investigacion de tos mercados,
orientado ¢l desarrollo de los productos, gestionadoe Ja distribucion de los producios a traves de
los canales del comercio internacional, he ejercido la responsabilidad para el diseino y compra du
anuncios v desarroltado las relaciones comerciales con terceros operando en los paises de
Luropa, Sudamérica y el América del Norte. Como parte de mis responsabilidades de trabajo.
vigjo extensivamente por el mundo, generaimente por lo menos una vez al mes, incluyendo por
Furopa. Canada, Asia. ¢l Medio Oriente y Latinoamérica.

K. Desde 1991 hasta 1996, antes de incorporarme a Habanos S.A., trabajaba en
Alemania como director general del 5™ Ave Products Trading GmhH (5% Avenue™). una
empresa que posee le distribucion exclusiva de puros de origen cubano para todo Alemania (por
puros de origen cubano quicro decir puros fabricados en Cuba de tabaco cien por cien cultivados
v procesados en Cuba). En mi capacidad como director general de §™ Avenue, era responsable de
las operaciones, incluyendo las iniciativas de mercadeo.

g, Desde su formacion en 1994, Habanos S.A. ha sido responsable de la promaocion
v muercadeo de los puros cubanos de exportacion mundial, con la excepcion de los Estados
Unidos. a lo cual las exportaciones de Cuba estin prohibidas debido al embargo comercial contra
Cuba. Durante todo ¢l tiempo que he fungido como Vicepresidente Comercial, Habanos S AL ha

promovido y comercializado un gran numero de marcas 1abacaleras diferentes.
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10 Durante ¢l tiempo que cumplia con mis responsabilidades en las empresus
Habanos S.A. and 5™ Avenue, me familiaricé con los distintos aspectos del comercio
internacional de puros. Una caracteristica de dicho comercio es la alta opinmion que ha alcanzado
fus puros de origen cubano.

1. Uno de los objetivos principales de Habanos S A es ampliar la exportacion de
puros cubanos en todo el mundo, aprovechando la reputacion inica de los puros hechos en Cuba
Para estos fines, Habanos S.A. continta vendiendo y promoviende las marcas notorias gue han
logrado fama antes de la Revolucion del 1959, manteniendo no solo estas marcas, pero tambicn
los disefios tradicionales utilizados en su habilitacion.  También, Flabanos S.A. ha desarroblado
nucvas marcas que hacen referencia a Cuba, por ejemplo SAN CRISTOBAL DFE 1.A HABANA
v CUABA.

12. Habanos S.A. ha obtenido el registro en los Estados Unidos de la marca
HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN, Registration No. 2177837 en inglés “unique
Havana cigars since 14927 “Havana cigars™ y "Havanas™ son érminos utilizados comunmente,
sobre todo en los paises de habla inglesa, para denotar puros hechos ¢n Cuba exclusivamente de
tubaco cultivado en Cuba. Tengo conocimiento que los términos “Havanas™ y “"Havuna cigars”™
son utilizados con frecuencia en los libros y articulos sobre pures, incluyendo en los titulos de
los libros. para denotar puros de origen cubano. Tengo entendido que se estin presentando de
torma independiente en este proceso ejemplos de dicho uso. Nunca he visto los términos
“Havanas™ o "Havana cigars™ utilizados para denotar algo que no sea un puro de origen cubano.

13, La palabra espafiol “llabanos™ también es, ¢ historicamente ha sido v entendido
por todo ¢l mundo, inctuyende los paises de habla inglesa, para denotar puros hechos en Cuba

exclusivamente de tabaco cultivado en Cuba. “Habanos™ es una apelacion de origen para puros



de Cuba oficialmente registrada desde 1968, protegida bajo el Acuerdo de Lisboa para lu
Proteccion de las Apelaciones de Origen y su Registro Internacional (del cual Cuba es miembro.
pero los Estados Unidos no).  Asimismo, desde 1967, “Habana™ es una apelacion de origen
registrada oficialmente bajo ¢l Acuerdo de lisboa para “la hoja o tabaco manufacturado, asi
como los productos hechos de dicho tabaco™ de la “Provincia de l.a Habanu™ Copias de los
certificados de Apelacion de Origen de “Habanos™ y “Habana” y el listado de Intemet de los
registros bajo el Acuerdo de Lisboa estan adjuntos al presente como Anexo 2.

4 Habanos S.A. utiliza su marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN,
amplia y universalmente en ¢l comercio con tode el mundo cn conexion con la venta. la
publicidad ¥ la promocion de sus puros de origen cubano, incluyendo en los anuncios de revistas,
la promocion en puntos de venta, y en los accesorios, por gjemplo: ceniceros, fostoros,
encendedores, corna puros, listas de precio, tubos, bolsos, ropa, afiches, puros promocionales y
otros articulos, en idioma espafiol, ingles, francés y aleman. Ejemplos de dicho uso de la marca
HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN, presentados en ¢l proceso de discovery en este
asunto estan adjuntos al presente como Anexo 3.

IS lLa figura predominante de la marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 &
DESIGN ¢l logo "HABANOS™ estilizado  esta fijado en cada envase de puros cubanos
distribuidos por Habanos S.A. Muestras de dicho uso del logo HABANOS, presentados en ¢l
proceso de discovery en este asunto, estian adjuntos al presente como Anexo 4,

16. Fl mercado mas grande y lucrativo pars los puros premium es el mercado
cstadounidense. Aungue este mercado esta cerrado actualmente a Habanos, S.A. para la
exportacion de puros de origen cubano, debido al embargo de los Estados Unidos contra los
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productos cubanos, dado el tamano y la importancia del mercado de tos Estados Unidos y su



proximidad a Cuba, Habanos S.A. ticne la intencidn de entrar en este mercado ¢on sus puros de
origen cubano tan pronto que se lo permita la ley de los Estados Unidos. Asimismo, tan pronto
que se lo permita la ley de los Estados Unidos, Habanos S.A. pretende utilizar su marcu
registrada HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN en ¢l comercio en conexion con la
promocion v la publicidad en los Estados Unidos de sus puros de origen cubano, de igual forma
que lo hace en ¢l resto del mudo. Habanos S.A. estima que las ventas anuales de sus puros en los
Estados Unidos. promovido con su marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN y con
¢l logo HABANOS fijado, excederd ficilmente a los $10 millones cuando sc termine el embargo.

17. Habanos S.A. nunca ha tenido la intencion de abandonar su marca HABANOS
UNICOS DESDE 1492 & DESIGN e¢n los Estados Unidos, y siempre ha tenido 1a intencion de
utilizar la marca en el comercio de los Estados Unidos tan pronto se o permita la ley
estadounidense.

18.  Relacionado con su intento de entrar en el mercado estadounidense tan pronto gue
la ley estadounidense lo permita, Habanos S.A. realiza distintas actividades para mantener y
ampliar la fama de los puros de origen cubane en los Estados Unidos. Entre sus actividades.
Habanos S.A. ha insertado anuncios de su marca HABANOS UNICOS DESDI 1492 &
DESIGN y ¢l lopo estilizado HABANOS con regularidad en las revistas mas importantes de fos
consumidores de puros publicadas ¢n los Estados Unidos, Cigar Aficionade y Smuoke, desde muy
temprano después de la formacion de Habanos S.A. en 1994, y continuando hasta hoy, asi como
cn las publicaciones comerciales de los Estados Unidos, Tobacco International y Distributton
fnternational. Ejemplos de dichos anuncios en estas publicaciones, presentados en ¢l proceso de
discovery e¢n este asunto, estan adjuntos al presente como Ancxo 5. Desde 2001 ¢l costo de

dichos anuncios ha excedido los $275.000.
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19.  Otras actividades de Habanos S.A. relacionadas con su intento de entrar en ol
mercado estadounidense tan pronte que la ley estadounidense lo permita, incluye la solicitud de
los registros de distintas marcas en los Estados Unidos y mantener vigente dichos registros,
incluvendo fa marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN. En Encro del 2004,
Habanos, S.A presentd una Declaracion Seccion 8 para la marca HABANOS UNICOS DESDE
1492 & DESIGN basado en la justificacion del no uso debido al embargo, que me han informade
fuc aceptado por la USPTO. Otras actividades incluyen publicidad adicional, otorgando
entrevistas a periodistas de los Estados Unidos para publicaciones tabacaleras, y facilitando ol
aceeso de dichos periedistas a las fabricas cubanas de puros, a las vepas, a los culuivadores de
tabaco y a otros vinculados a la industria tabacalera cubana.  En parte como resultado de dichos
estucrzos, los puros cubanos y la evolucion de 1a industria tabacalera cubana estin reportados
ampliamente en las publicaciones para los consumidores de puros y las para la industria en fos
Lstados Unidos.

20.  Todas vstas actividades de informacion crean ¢l interés v la familianizacion con y.
¢l reconocimiento de los puros cubanos  y Habanos, S.A. entre los consumidores de puros
premium en los Estados Unidos y son dingidas a facilitar la entrada en ¢l mercado de los Estados
Unidos de los productos de Habanos, S.A. que son promovidos y vendidos en conexion con la
marca registrada . HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN. tan pronto que la ley

estadounidense o permita.

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos que lo anterior es la verdad
correcto hasta que sepa y creo.

’
Dated this i day of August , 2006 Mé‘a’“‘q-

IHavana, Cuba MANUEI. ?ARCIA MOREJON




CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned certifies that a true and correct copy of the foregoing document was
served on Applicant by mailing, postage prepaid, said copy on August 9, 2006 via U.S. first class
mail to:

Henry Rodriguez, Esq.
SANCHELIMA & ASSOCIATES, P.A.
235 S.W. Le Jeune Road
Miami, FL 33 134- 1762
Counsel for Applicant Anncgs, Inc.

DAVID B. GOLDSTEIN

CERTIFICATE OF MAILING
The undersigned hereby certifies that a true and correct copy of the foregoing document
is being deposited with the Unites States Postal Service with sufficient postage as first class mail,
in an envelope addressed to :
Commissioner for Trademarks

2900 Crystal Drive
Arhington, Virginia 22202-3514

on August 9, 2006 QM—D/ 0{ ‘ﬁl _ﬁ
A

DAVID B. GOLDSTEIN




